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NOTE 
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POUR M. GIBSON 


AU SUJET OU FILTRE ACTRQN, DE L'ETENOUE DE SA PROTECTION 
EN MATIERE DE PROPRIETE INTELECTUELLE ET OES CONSEQUENCES 
D’UNE VIOLATION DE CETTE PROTECTION 


1■- Generalites 

Le flitre Actron a fait I'objet d'une demande de 
brevet en Suisse. Le brevet n'est pas encore deiivre dans 
notre pays* En Allemagne, il vient de faire I'objet d'une 
publication. 

A Litre preliminaire, il convient d*insister sur 
le fait que le brevet d'invention, titre officiel confe- 
rant un droit d'sxploitation exclusif, ne paut deployer 
d'effets hors du territoire de 1'Etat qui l*a deiivre* 

Ce principe, dit de la territorialite, est duplication 

unxvarselle, rrseme si toutes les lois ne Pont pas expres- 

sament codifie, Cs principe a ets pose par le Tribunal 
/ 

Federal en 1909 st a ete des lors confirms CATF 35 II 
543; ATF 97 II 163 * JT 1971 I 612; ATF 100 II 237 = 

JT 1975 I 513). 

Sur le plan du droit international, il convient 
-de signaler que la convention de 1*Union de Paris pour 
la protection de la propriety industrielle, revises a 
Bruxelles, Washington, Lo Haye, Londres, Lisbonns et 
Stockholm, prevoit a son article 4 que celui qui aura re- 
gulidrcmsnt fait le depot d'une demande de brevet d'inven- 
tion dans un pays de lMJnion jouira pour effectuer le depot 
dans des autres pays d'un droit de priorite pendant 1 an. 
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2.- Definition du brevet 

La loi federale du 25 juin 1954 sur les brevets 
d'invention (LB) ns definit pas le brevet* L’on peut ce- 
pendant sn donnsr la definition suivante : " Declaration 
ecrite emanant du Bureau des brevets, certifiant que la 
personne designee comme titulaire revendique la protec¬ 
tion decoulant du brevet pour 1 'invention definie et 
decrite dans le document de brevet et qu r elle a correc - 
tement accompli les formalites indispensables a 1 'obten- 
tion . " 


De cette definition, l'on retiendra que, en 
droit suisse, le brevet ne fait que conferer une presomp- 
tion gui peut etre renversee . 

L'article 3 L3 dispose : "Le brevet con fere £ 
son titulairo le droit exclusif d'utiliser 1*Invention 

professionnellement . Outre l^mploi et 1*execution de 
1 'invention, 1 'utilisation comprend notamment la mise 
en vents, la vente et la mise en circulation . Si 1'in¬ 
vention se rapporte a un procede, les effets du brevet 
s r etendent aux produits directs du procede.” 

Comme on 1'a vu par la definition donnee ci-des- 
sus du brevet, ce droit exclusif n'existe que tant que 
la prescription que confere le brevet n'est pas renversee. 
Cette prescription - par opposition a un droit absolu ~ 
provient de ce que, en Suisse, la plupart des brevets ne 
font pas l'objet d’un examen prealable, 1'Office se con- 
tentant d'un examen extremement limits de la demands tie 
brevet et de ses revindications. 


! 
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3■- La nullite du brevet 

En depit de la declaration de 1'autorite competente 
incorporsedans la delivrance du brevet, les droits qui y 
sont mentionnis n’ont pas pris naissance lorsque leur fonde- 
ment materiel fait defaut. L’acte formel de 1'autorite 
delivrant le brevet ne parvient pas a remplacer ce fondement, 
mais 11 cree l'apparance du droit. 




L'article 26 LB enumere les differents motifs de 
nullite du brevet en droit suisse. Cetts disposition permet 
de classer les causes de nullite en causes materielles et 
en causes formelles. Les causes materielles sont essentielle- 
ment le defaut d’une des caracteristiques essentielles ou 
d f un attribut legal de 1'invention (absence de niveau techni¬ 
que, de nouveaute ou d’utilisation industrielle possible], 
ainsi que la delivrance concurrents d'un brevet. Quant aux 
causes de nullite formelles, ce sont essentiellement une ex¬ 
position insuffisante de 1'invention ou une definition non 
claire de 1’invention. 


4.- Les violations des droits du brevet 

Au terms de 1’article 51, alinea 2, LB, ce sont les 
revendications qui determinent I’etendua de la protection con 
feree par le brevet. 


pm 




L’article SS L3 dispose : 
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" Art. 66 

Est passible de poursuites civiles et penales, confor- 
mement aux dispositions ci-apres : 

a/ Celui qui utilise illicitement 1 'invention brevetee- 
L f imitation est consideree comme une utilisation / 
b/ Celui qui se refuse a declarer a 1'autorite compe- 
tente la provenance des produits fabriques illici¬ 
tement qui se trouvent en sa possession; 
c/ Celui qui, sans le consentement du titulaire du bre¬ 
vet ou de celui qui est au benefice d'une licence , en - 
leve le signe du brevet appose sur un produit ou sur 
son emballage; 

d/ Celui qui incite A commettre I'un de ces actes, qui 
y collabore, en favorise ou facilite I'execution . " 

5.- Le probleme sur le plan du droit civil 

a/ Des lors que la dalivrance d'un brevet ne fait 
que conferer la presomption que 1’on a vue plus haut, 
i'article 74 LB a institue 1*action en constatation de 
droit * Celui qui justifie d'un interet peut intenter une 
action tendant a fairs constater I’existence ou 1'absence 
d'un etat de faits ou d'un rapport de droit auquel la L3 
attache des effets, notamment : 

1, - qu'un brevet determine exists a bon droit 

2. - que le defendeur a ccmmis l # un des actes 

mentionnes a I'article 66 



i 

i 
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3.- que Is demandeur n’a commis aucun des 
actes mentionn£s a 1'article 66 



L'action en constation de droit appartient done 
tant au titulaire du brevet qu’a celui qui entend demon- 
trer qu'il n’a pas commis un des actes mentionnes-a I'ar- 
ticle 66 LB. 

b/ L'article 26 LB prevoit que, sur demands, le 
Juge constatera la nullite du brevet, notamment lorsque 
I'objet du brevet n*sst pas brevetable. 

c/ En vertu de ia loi sur les brevets, il est 
bien entendu possible au titulaire du brevet d*intenter 
1'action en cessation qui tend a obtenir une injonction 

judiciaire interdisant au dafendeur de troubler de fapon 
illicite la sphere d’interits du demandeur, Elie peut con- 

earner des atteintes existantes et, partant, durables ou 

/ 

des atteintes imminentes. 

L'art, 72 LB, qui'eonfore cette action on cessa¬ 
tion, permst egalement d'agir en suppression de I'etat de 
faits de l’acte illicite. 

d/ L'art. 69 LB permet au demandeur, titulaire du 
brevet, de requerir du Juge qui* Jordon ne la confiscation 
et la vente ou la destruction des produits fabriques illici- 
tement ou des installations, de l'outillage, etc., servant 
a leur fabrication. 



i 
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e/ La 15 institue egalement a son article 73 
1 * action en doromages et intdrets . 

La jurisprudence a admis que le titulaire du 
brevet pouvait demander au defendeur la restitution du 
benefice que ce dernier a acquis en violant son brevet, 
ceci sur la base de 1'article-423 CO (ATF 83 II 280), 

La jurisprudence a cependant prevu qu’il n’etait pas pos¬ 
sible au demandeur de cumuler la demande en dommages et 
interets et cells en restitution du profit illicite 
(JT 1371 I 612 / JT 1973 I 525), 

6. - Le problems sur le plan du droit penal 

.L'article 81 L5 dispose que celui qui intentionnel- 
lement commet 1'un des actes mentionnes a l'article 66 se¬ 
ra, sur plaints du lesd, puni ds 1'emprisonnement jusqu’a 
une annee ou ds 1*amende jusqu'a Fr. 2Q'Q0Q»- , Le droit 
de porter plainte se prescrit par 5 mois a compter du jour 
ou le lese a connu 1’auteur de I’infraction, 

/■ 

7, ~ La procedure 

a/ En matidre civile : 

Les droits de procedure cantonaux sont applicables 
pour autant qua la L8 n’en dispose pas autrement. S’agissant 
des proces au fond, la LO ne comporte aucune disposition spe¬ 
cials ds procedure. 

Pour ce qui sst du for, savoir de 1’endroit ou il y 
a lieu d'ouvrir action, l'article 75 LB provoit : 


{ 
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1 "Est competent pour connaitre les actions pre- 

vues par la presente loi ; 

a/ Pour les actions intentees par le requerant 
ou le titulaire d'un brevet contre des tiers : 
le juge du domicile du defendeur, on d u lieu 
ou 1'acte a dtd commis, ou du lieu ou le resul¬ 
ts t s f est produit ; 

b/ Pour des actions intentees par des tiers contre 

le requerant ou le titulaire d T un brevet : le juge 
du domicile du defendeur ; si ce domicile n r est 
pas situe en Suisse, le juge competent est celui 
du lieu ou le mandataire inscrit au registre 
exerce son activite ou, si le mandataire est radie 
du registre, le juge du lieu ou le Bureau federal 
de la propriete intellectualle a son siege . 

2 Si differents lieux entrent en ligne de comptc, le 
juge competent sera celui qui le premier aura ete 
saisi de 1 ' action * " 

b/ En droit penal : 

/ 

Ce sont egalement les procedures cantonales qui prc- 
voient la maniere d'instruire 1'af-faire penale. L'article 
86 LB prevoit cependant que si l’inculpe soulsve 1 y exception 
de la nullite du brevet , le juge peut lui impartir un delai 
convenable pour intenter 1’action en nullite, en 1 9 avertissant 
des consequences de son inaction, 



I 
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Si 1'action est intentee en temps utile, la pro¬ 
cedure penale sera suspendue jusqu’a ce que 1*action ait 
fait 1'objet d'une decision definitive. Entre-temps, la 
prescription sera suspendue. L'action civile pourra etre 
intentee soit devant le juge du domicile du defendeur, 
soit devant le juge du lieu oQ la procedure penale a ete 
engagee. 


En ce qui concerns l 1 autorite competente, c’est 
l r article 84 qui prevoit que, au plan penal, cette auto¬ 
rite est celle du lieu ou 1*auteur a agi ou celle du lieu 
ou le resultat s'est produit ou, le cas echeant, celle du 
lieu ou la premiere instruction a ete ouverte. 

8.- Hesures provisionnelles 

L'article 77 LB prevoit qu f a la requete de la per- 
sonne qui aura qualite pour intenter 1*action, 1'autorite 

competente en vue d’assurer Tadministration des preuves, 
le maintien de I'etat de faits ou de 1'exercice provisoire 
sn droits litigieux relatifs a la cessation d'un acts ou 
a la suppression de l’etat de faits qui en resulte ordonne 
des mesures provisionnelles. Elle peut notamment prevoir 
une description precise des proc£des pretendus appliques 
illicitemsnt ou des produits pretendus fabriques illici- 
tement, ainsi que des installations, outillage, etc., ser¬ 
vant a leur fabrication, ou la saisie de ces objsts. 

Le requerant dsvra rendre vraisemblable que la par- 
tie adverse a commis ou a 1*intention de com mettre u n acte 
contraire a la presents loi et qu'il est en consequence me¬ 
nace d’un dommage difficilement reparable et que peuvent 
seules prevenir des mesures provisionnelles. 
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Avant d T ordonner des mesures provisionnelles, 

1 T autorite entendra la partie adverse: s*il y a peril en 
la demeure, elle pourra auparavant deja prendre des 
mesures d'urgence. 

Le cas echeant, V autorite, en meme temps qu f elle 
admet la requete, impartira au requerant un delai de 60 
jours au plus, pour intenter l f action, en I'avisant que 
les mesures ordonnees tomberont s T il n T agit pas dans ce 
delai. 

L f autorite competente pour statuer sur les mesures 
provisionnelles est, au sens de l 1 art. 78 LB, celle du 
lieu ou lection civile doit etre intentee, conformement 
a l f art. 75. 

En principe, la qualite pour agir par voie de 
mesures provisionnelles n T appartient qu T a celui a qui un 

brevet a ete delivre. Dans ce cas particulier, on ne 
peut cependant pas exclure que la qualite pour agir de 
B.A.T. lui soit reconnue par le juge de mesures 
provisionnelles des lors que celle-ci a deja un brevet 
allemand qui lui a ete delivre apres un examen technique 
prealable. 


kkkkkk 
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Discussions et conclusions 


a) B.A.T. n T a pas de brevet en Suisse lors du 
lancement du flitre concurrent. 

Tant que B.A.T. n f est pas protegee par un brevet en 
Suisse, le concurrent pourrait en principe lancer 
sur le marche une cigarette munie du filtre B.A.T. 
Le risque que prendrait le concurrent en agissant 
ainsi est cependant assez grand. D’une part la 
qualite pour agir par voie de mesures 
provisionnelles pourrait en principe etre reconnue 
a B.A.T. qui pourrait done tenter de faire cesser 
la violation de son droit "en expectative". D f autre 
part, des que le brevet serait delivre a B.A.T., 
celle-ci en tous les cas pourrait agir par toute 
voie de droit pour faire cesser la violation de son 
brevet et la faire sanctionner par les juges civil 

et penal. 

b) B.A.T. a deja un brevet en Suisse lors du lancement 
du filtre concurrent. 

Pour s’opposer a l T action de B.A.T. sur le plan 
civil (action au fond ou mesures provisionnelles), 
le concurrent ne pourrait invoquer que le fait que 
son filtre n’est pas du tout une violation du 
brevet de B.A.T., au sens de l’art. 66 LB, ou que 
le brevet de B.A.T. est nul. 
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En mesures provisionnelles, les chances de succes 
de ce dernier moyen de defense sont quasiment 
inexistantes, si le concurrent n T a pas pris soin 
d f ouvrir action en nullite du brevet de B.A.T., 
avant le lancement du flitre concurrent et si, dans 
sa demande, ne figurent pas d'ores et deja des 
moyens decisifs pour convaincre le juge du 
bien-fonde de ses arguments, moyens qui seraient 
repris, en reponse, dans la procedure 
provisionnelle. 

Si le filtre du concurrent ne se distingue pas 
essentiellement du filtre brevete par B*A*T*, au 
point de ne pas constituer une infraction au sens 
de l'art. 66 LB, B.A.T. pourra, jusqu'a droit connu 
sur le fond, s T opposer avec beaucoup de chances de 
succes au lancement de ce filtre* 

Bien entendu, on pourrait egalement tenter 

d r obtenir la condamnation penale du concurrent* 

L*on peut done conclure comme suit : 

Si B*A.T. gagne en definitive le proces au fond, 
elle pourra obtenir la destruction des moyens de 
production de ce filtre et des dommages et interets 
pour le manque a gagner resultant de la vente 
momentanee de cigarettes munies du filtre 
concurrent. 


I 

i 

i 
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Si, au contraire, B.A.T. perd son proces au fond, I 

ce serait elle qui s f exposerait a devoir payer les 

iv:': 

dommages et interets au concurrent qui n ! aurait pu 

utiliser son filtre pendant la duree du proces au _ _ ’ 1 

fond. Dans l f hypothese ou B.A.T. perdait son proces j 

au fond parce que son brevet etait declare nul, il 

faudrait admettre que B.A.T. n T a jamais ete ! 

protegee par son brevet et que, des le lancement I 

du nouveau filtre sur le marche, les autres 
concurrents auraient pu egalement 1*utiliser. 


I k'k'k'k‘k& 



Lausanne, le 24 decembre 1982. 
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